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Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: 
citations and explanations supporting such statement wtuiiiiy. 



1. Statement 

Novelty (N) Claims 1-10 YES 

Claims j^q 

Inventive step (IS) Claims 1-10 YES 

Claims j^q 



Industrial applicability (lA) Claims 1-10 

Claims 



YES 
NO 



Citations and explanations 

This report makes reference to the documents cited in the 
search report. Their numbering is based on that of the 
search report . 

The application claims carbene complexes of formula (I) of 
Ni, Pt and Pd that carry a carbene ligand of general 
formula (II) or (III) and a ligand with an olefinic, 
electron-deficient double bond, a method for their 
production, and their use as catalysts in organic 
synthesis (figures 1 and 2) . 

Dl describes palladium dicarbene complexes that carry 
ligands with an electron-deficient, olefinic double bond 
(maleic acid anhydride and tetracyanoethene) . The carbene 
ligands are identical to those in the application, but in 
contrast thereto, the central atom is coordinated with two 
carbene ligands. The complexes are used in aryl couplings. 

D2 claims carbene diene complexes of Ni, Pd and Pt . The 
carbene ligands are identical to those in the application, 
the diene ligands (page 3, lines 60-65), however, being 
electron-rich, in contrast to the double bond in the 
application. The metal complexes are used as catalysts in 
Suzuki couplings and Heck reactions. 
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D3 contains a palladium carbene complex coordinated with 
dibenzylidene acetone (having two electron-deficient 
double bonds) (column 7, lines 40-55) . The carbene ligand 
is identical to that in the application. In contrast 
thereto, however, the central atom is coordinated with two 
carbene ligands. D3 is not relevant for the evaluation of 
inventive step, since the complex described therein is 
merely a proven intermediate stage rather than the 
starting catalyst . 

Owing to the structural differences demonstrated, the 
novelty of claims 1-10 cannot be acknowledged (PCT Article 
33(2)). 

Dl is regarded as the closest prior art. It is already 
known from Dl that Pd carbene complexes that carry a 
ligand with an electron-deficient double bond are suitable 
for aryl coupling reactions. The prior art does not 
indicate, however, that, proceeding from Dl, the number of 
carbene ligands can be reduced without the catalytic 
activity being compromised. Therefore, the teaching of the 
application can be regarded as a non-obvious alternative 
to Dl and, consequently, claims 1-10 can be regarded as 
involving an inventive step (PCT Article 33(3)) . 

Claims 1-10 are industrially applicable (PCT Article 
33(4) ) . 



The applicant's attention is drawn to the following point 
for the European phase of the procedure: 

In order better to distinguish the application from D2, 
"electron-deficient" should be better defined. The 
description on page 9, lines 2-11 could serve as a basis 
therefor. 
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1 . Dieser internationaie vorl§uflge PrOfungsbericht wurde von der mil der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter eInschlieBllch dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen. AnsprOchen 
und/oder Zelchnungen. die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und)bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtllnien zum 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Btatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhelt, erflnderische TStlgkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinslchtllch der Neuhelt, der erflnderischen Tatlgke'it und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erkiarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

Bestimmte MSngel der internationalen Anmeldung 

Bestlmnite Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung .... 
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IMTERMATIONALER VORLAUFIGER 

PROFUMGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03A)8780 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artlkel 14 hin vorgelegt warden, gelten I'm Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 und 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1 "25 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-10 In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Aile vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Frufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Frufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist, 

□ Die Erkiarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
SequenzprotokolI.entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-10 

Nein: AnsprQche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1 -1 0 

Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-10 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Es wird auf die im Recherchenbericht zitierten Dokumente verwiesen. Ihre Numerierung 
orlentlert sich an ihrer Relhenfolge darin. 

Die Anmeldung beansprucht Carbenkomplexe der Fomnel (I) des Ni, Pt und Pd, die einen 
Carbenliganden der allgemeinen Formel (II) oder (III) und einen LIganden mit oiefinsicher 
elektronenarmer Doppelbindung tragen, ein Verfaliren zu ilirer Herstellung und ihre 
Anwendung als Katalysatoren in der organischen Synthese (Schemata 1 und 2). 

D1 beschreibt Palladium-Dicarbenkomplexe, die Liganden mit elektronenarmer, 
oiefinsicher Doppelbindung tragen (Maleinsaureanhydrid und Tetracyanoethen). Die 
Carbenliganden sind identisch mit denen der Anmeldung, jedoch ist das Zentralatom im 
Gegensatz zu dieser mit zwei Carbenliganden koordiniert. Die Komplexe werden in. 
Arylkupplungen eingesetzt. 

D2 beansprucht Carben-Dien-Komplexe des Ni, Pd und Pt. Die Carbenliganden sind 
Identisch mit denen der Anmeldung, die Dienliganden (S. 3, Z. 60-65) im Gegensatz zu der 
Doppelbindung der Anmeldung jedoch elektronenrelch. Die Metallkomplexe werden als 
Katalysatoren in Suzuki-Kupplungen und Heckreaktionen eingesetzt. 

D3 beinhaltet einen Palladiumcarbenkomplex, der mit Dibenzylidenaceton (besitzt zwei 
elektronenarme Doppelbindungen) koordiniert sind (Spalte 7, 1. 40-55). Der Carbenligand 
ist identisch mit dem der Anmeldung. Im Gegensatz zu dieser ist das Zentralatom 
allerdings mit zwei Carbenliganden koordiniert. Fur die Betrachtung der erfinderischen 
Tatigkeit ist D3 nicht relevant, da es sich bei dem beschriebenen Komplex ledlglich urn 
eine nachgewiesene Zwischenstufe und nicht um den Ausgangskatalysator handelt. 

Auf Grund der aufgezeigten strukturellen Unterschiede kann die Neuheit der Anspriiche 
1-10 anerkannt werden (Art. 33 (2) PCT). 

Als nachstllegender Stand der Technik ist D1 zu sehen. Aus D1 ist bereits bekannt, daB 
Pd-Carbenkomplexe, die einen LIganden mit elektronenamrier Doppelbindung tragen, fQr 
Arylkupplungsreaktionen geeignet sind. Aus dem Stand der Technik geht jedoch nicht 
hervor, dass ausgehend von D1 die Anzahl der Carbenliganden reduziert werden kann, 
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ohne dass die katalytische Akivitat darunter leidet. Daher kann die Lelire der Anmeldung 
als nicht offensichtliche Alternative zu D1 gesehen werden und somit die erfinderische 
Tatigkeit der Anspruche 1-10 anerkannt werden (Art. 33 (3) PCT). 

Die Anspruche 1-10 sind gewerblich anwendbar (Art. 33 (4) PCT). 

Fur die Europaische Pliase sei der Anmelder auf folgenden Punkt aufmerksam gemacht: 

Zur besseren Unterscheidung von D2 sollte "elektronenarm" besser definiert werden, Als 
Basis hierfiir konnte die Beschreibung S.9, Z.2-1 1 dienen. 
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